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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resoluciéon N° 3572

Ref. Expediente N° NC2018/0004124

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 67668 del 26 de octubre de 2020, la
Superintendencia de Industria y Comercio otrorgd patente de invencién a la creacion
denominada: “ACIDO 4- (1-(1,1-DI(PIRIDIN-2-IL) ETIL) -6- (3,5-DIMETILISOXAZOL-4-
IL)-1HPIRROLOI3,2-b]PIRIDIN-3-IL)BENZOICO COMO INHIBIDOR DE
BROMODOMINIOS”, con fundamento en el articulo 14 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, al estimar que la invencién en estudio cumplid con los
requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de diciembre de 2020
con el No. NC2020/0015267, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la sociedad opositora LABORATORIOS LEGRAND S.A., interpuso recurso de
reposicién contra la citada Resolucién, con fundamento en los argumentos que a
continuacion se sintetizan:

2.1. Soporte descriptivo
2.1.1. De la reivindicacion 3

La recurrente afirma que “Las reivindicaciones concedidas no cumplen con el Art. 30 de
la Decision 486, ya que carecen de soporte en la descripcion en sus modalidades de la
reivindicacion 3, la cual reclama una composiciéon farmacéutica que comprende el
compuesto de la reivindicacion 1 (P-001) y otro agente terapéutico, el cual no sélo no se
relaciona funcional ni estructuralmente con dicho compuesto, sino que obedece a
moléculas activas completamente diferentes entre si, de origenes diversos tanto de la
guimica farmacéutica como de la biotecnologia, y cuyas combinaciones no han
demostrado un efecto ventajoso sobre lo conocido en el estado de la técnica, siendo cada
combinacion un producto distinto.”

Adicionalmente, asevera que “Por ejemplo observemos que la reivindicacion 3 incluye
agentes tan diversos como i) agentes alquilantes, ii) un antibiotico, iii) un antimetabolito,
iv) anticuerpos, v) hormonas, vi) taxanos, vii) retinoide, ix) antiangiogénicos, x) inhibidor
de topoisomerasas, xi) inhibidores de quinasa, xii) inhibidores de transduccion de sefial,
xiii) modificadores de respuesta bioldgica, solo por mencionar algunos; los cuales tienen
un perfil fisicoquimico, farmacéutico, farmacodinamico y farmacocinético propio y muy
alejado de P-001, razén por la cual la citadas composiciones/combinaciones no resuelven
el problema técnico objetivo planteado por la solicitud. Para que esto ocurriera, el
solicitante tendria que haber demostrado que cada combinacién posee caraceristicas
sinérgicas sobre la variable respuesta.”
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2.1.2. Sobre las composiciones concedidas

En este punto, dice que “(...) el hecho de que un compuesto sea nuevo e inventivo, no
implica que cualquier composicion del mismo, supere los problemas de concisién y
soporte en la descripcion o claridad citados. Ain mas, los compuestos 0 combinaciones
de agentes terapéuticos, corresponden a invenciones completamente diferentes ya que
cada uno presenta un efecto diferente, y se deberia evaluar independientemente la
sinergia de cada composicion para poder ser objeto a patente, ya que de esta forma la
simple mencion de toda la quimica orgéanica en la solicitud se encontraria irracionalmente
protegida en la forma de una composicion aleatoria de proporciones en conjunto con el
compuesto P-001 sin tener veracidad o comprobacion cientifica. (...)”

2.2. Nivel inventivo

Expresa que la anterioridad W0O2014145051 “(...) consiste en la misma formula del grupo
farmacofdérico inhibidor de bromodominio de la solicitud. Ahora bien, observemos dicho
documento igualmente empleaba los precursores y componentes originarios para llevar
a cabo el compuesto de la solicitud (...)"

Adicionalmente, presenta las estructuras P722 y P735, diciendo que “(...) los compuestos
presentan estructuras intercambiables que de acuerdo con la practica normal de un
técnico medio versado en la materia daria como resultado el compuesto de la presente
solicitud. Por lo tanto, en suma la resolucion 6766 viola flagrantemente la D. 486 en lo
gue respecta al Art. 18 (...)"

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80
del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
atenderan “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso”.

Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de
reposicion interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Soporte descriptivo
3.1.1. De lareivindicacién 3

En este punto, se informa que la materia concedida se relaciona con:

- Un compuesto de formula
gue lo contienen

- Sus intermedios de sintesis

- Su proceso de sintesis

° | asi como composiciones farmacéuticas

Es decir, la invencién se enfoca en compuestos quimicos, especialmente en el compuesto
de la reivindicacion 1, asi las cosas, al identificarse el compuesto como novedoso e
inventivo, se entiende que sus composiciones también lo sean, lo mismo pasa con las
posibles combinaciones farmacéuticas que las contienen, ya que es una practica de
patentes buscar una proteccion amplia y razonable de la materia que se inventa.

Pagina 2 de 4

Sefior cludadano, para hacer segulmiento a su sollcltud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 -~ Linea gratulta a nivel naclonal: 018000910165
Direcclon: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

| g Nuestro aporte es fundamental,

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

al usar menos papel contribulmos con el medio amblente



>
76

- _"/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 3572

Ref. Expediente N° NC2018/0004124

Es decir, al reclamarse “Una composicion farmacéutica que comprende un compuesto la
reivindicacionl y otro agente terapéutico” en la reivindicacion 3 se entiende que se
protege todos las posibles composiciones que puedan resultar en un estudio posterior,
sin que esto implique que a éstas se le deban exigir un efecto técnico y una especificidad
para cada una de éstas al momento de solicitar una patente posterior.

En conclusion, la materia concedida en la reivindicacion 3 si estd lo suficientemente
sustentada, al tratarse de un compuesto especifico y las posibles composiciones de
combinacién con otros posibles componentes, que protege al solicitante sobre todo el
alcance de su invencion.

3.1.2. Sobre las composiciones concedidas

Se le recuerda a la recurrente que la invencidn se centra en un compuesto, razén por la
cual al ser reconocido su novedad y nivel inventivo, se entiende que sus posibles
composiciones también lo son, que es una de las practicas ya conocidas y de amplio uso
dentro del mundo de las patentes, ya que permiten un alcance razonable de proteccion
sobre lo que se protege y permite el desarrollo posterior de nuevos productos o
procedimientos por parte del mismo inventor, que igualmente, serian objeto de un
examen de patentabilidad.

En adicion a lo anterior, si la invencién se centrara en el desarrollo de una composicion
especifica, seria razonable pedir especificidad en cuanto a componentes, cosa que no es
el caso de la presente solicitud.

En conclusidn, las composiciones de la reivindicacion 2 cumplen con lo establecido en al
art. 30 de la Decision 486 de 2000.

3.2. Nivel inventivo

En este punto se informa que, antes de la fecha de prioridad presentada, efectivamente,
existia el documento WO02014145051, que enseila compuestos de formula:

3 -
? @ especialmente el compuesto P576

Entonces, la diferencia entre el compuesto reclamado y la invencion es la presencia
especifica de dicho compuesto especifico, es decir, se puede considerar una seleccién
de la materia revelada en WO2014145051.

Por lo tanto, hay que preguntarse si esta seleccion ofrece algun efecto sorprendente
frente a lo conocido en dicho documento, lo cual se evidencia en los ejemplos 4y 5 de la
descripciéon de la solicitud en estudio, donde se exhibe una mejora del compuesto
reclamado frente al del documento W0O2014145051 en valor de pK, en la reduccién de
tumores y tener menos toxicidad. Es decir, el compuesto de la invencion evidencia un
efecto mejorado frente a lo conocido en el arte.

Asi las cosas, la seleccidn reclamada si tiene nivel inventivo, de acuerdo a lo establecido
en el art. 18 de la Decision 486.
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En conclusién, y a pesar de las observaciones de la recurrente, las ensefianzas del
estado de la técnica no orientarian de manera obvia al técnico medio a llegar al
compuesto especifico que se reclama y, mucho menos, predecir la mejora en las
propiedades del mismo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion No. 67668 del
26 de octubre de 2020, por medio de la cual se otorgd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
opositora LABORATORIOS LEGRAND S.A., asi como a la solicitante PLEXXICON INC,
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via
gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 3 de febrero de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W ? GONZALEZ

Fecha: 2021.02.04
SI.IPIERlﬂgﬁgglfg:gls‘?um?ﬁzﬂmRIZII] 090,4-04 COT . R

Razon: Validez juridica.

Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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